Sygn. akt XXIl GWo 26/20

POSTANOWIENIE

Dnia 2 lipca 2020 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXIl Wydziat Wiasnosci Intelektualnej
w skfadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant Katarzyna Karpinska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2020 r. w Warszawie
sprawy z wniosku .M.
z udziatem S. spétki z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie

0 zobowigzanie do udzielenia informacji

postanawia:

1. oddali¢ wniosek;
2. zasadzi¢ od |.M. narzecz S. spotki z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedzibg w Warszawie
kwote 1.697 (tysigc szestset dziewiecdziesigt siedem) ziotych tytutem zwrotu kosztow

zastepstwa procesowego.



Sygn. akt XXIl GWo 26/20

UZASADNIENIE

12 maja 2020 r. I.M. wniosta o nakazanie S. spdfce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg

w Warszawie udzielenia jej, w ciagu 14 dni, informac;ji:

a. obejmujacej ilosci i ceny wszystkich towaréw, na ktérych lub na opakowaniach ktérych zostato
umieszczone oznaczenie BEAUTY TO GO w jakiejkolwiek formie przedstawienia, w tym w
szczegolnosci w formie graficznej, fgcznie i w kazdej kategorii towaréw (w stosunku do kazdego
rodzaju produktu) — zbytych, wyprodukowanych, wytworzonych, otrzymanych, zamowionych przez
obowigzang, a w razie ich braku, informacji potwierdzajgcej brak zbycia, wyprodukowania,

wytworzenia, otrzymania, zamowienia takich towaréw

b. obejmujgcych firmy (nazwy) i adresy odbiorcéw hurtowych i prowadzgcych sprzedaz detaliczng, a
takze producentow, wytworcow, dystrybutorow, dostawcow oraz innych poprzednich posiadaczy towa-
réw, kazdego z towardw, na ktérych lub na opakowaniach ktérych, zostato umieszczone oznaczenie
BEAUTY TO GO w jakiejkolwiek formie przedstawienia, w tym w szczegdlnosci w formie graficznej

za okres od 1 maja 2017 r. do dnia udzielenia informacji, w podziale na kazdy kwartat kalendarzowy.

Whiosta takze o zasgdzenia na jej rzecz kosztéw postepowania.

Wezwana do sprecyzowania zgdania wniosta o nakazanie obowigzanej udzielenia informaciji:

a. obejmujgcej ilosci i ceny wszystkich zbytych, wyprodukowanych, wytworzonych, otrzymanych,
zamoéwionych przez obowigzang towaréw, ktére byly oferowane, dystrybutowane lub reklamowane z
wykorzystaniem oznaczenia BEAUTY TO GO, a w razie ich braku, informacji potwierdzajgcej brak
zbycia, wyprodukowania, wytworzenia, otrzymania, zamowienia takich towarow — za okres od dnia 1

maja 2017 r. do dnia udzielenia informacji, w podziale na kazdy kwartat kalendarzowy;

b. obejmujgcych firmy (nazwy) i adresy odbiorcow hurtowych i prowadzacych sprzedaz detaliczng, a
takze producentéw, wytwércéw, dystrybutoréw, dostawcéw oraz innych poprzednich posiadaczy
towaréw, ktoére byly oferowane, dystrybutowane lub reklamowane przez obowigzang lub na jej
Zlecenie z wykorzystaniem oznaczenia BEAUTY TO GO. (pismo z 24.06.2020 r. k.154-182)

Na rozprawie w dniu 2 lipca 2020 r. petnomocnik uprawnionej wyjasnit, ze zgdane informacje
majg dotyczy¢ takich towardw, jak kosmetyki i akcesoria kosmetyczne, kidre sg reklamowane przez

obowigzang z uzyciem spornego oznaczenia. (k.204)

S. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie zazadata oddalenia

wniosku oraz zasgdzenia od uprawnionej zwrotu kosztéw postepowania (k.52-59)



Sad ustalit:

I.M. prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,E.” w Piasecznie. (dowdd: wydruk z CEIDG

Beauty

260,

esowy ratunek dh sidry

k.10) Jest uprawniona do stowno-graficznego znaku towarowego: [N
zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 257380, dla
towaréw w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej (kosmetyki, wyroby kosmetyczne, $rodki do pielegnacji
wloséw, perfumy, dezodoranty, antyperspiranty, higieniczne srodki do pielegnaciji) z pierwszenstwem
od 17 kwietnia 2013 r. (dowod: kopia decyzji k.15-16, wydruk z bazy danych Urzedu Patentowego RP
k.17-19) W latach 2015-2016 I. M. uzywata tego znaku na opakowaniach i w reklamie maseczek.
(dowdd: materiaty reklamowe k.159-181)

S. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie wchodzi w sktad
miedzynarodowej grupy kapitatowej L. skupiajgcej 75 producentéw dobr luksusowych. Prowadzone
przez cztionkéw tej grupy perfumerie S. tworzg jedng z najwiekszych sieci perfumeryjnych na $wiecie
obejmujaca okoto 2600 sklepow w 34 krajach. W sieci S. dostepne sg towary ponad 170 réznych
marek i towary oferowane pod markg wlasng. W 2014 r. obowigzana otworzyta polski sklep
internetowy, ktory uzupetnia oferte perfumerii S. zapewniajgc dostep do kosmetykéw mieszkarncom
mniejszych miejscowosci i obejmujac zasiegiem sprzedazy terytorium catego kraju. Marka S. jest
obecna takze w mediach spotecznosciowych. (dowdd: odpis z rejestru przedsiebiorcéw KRS k.65-68,

wydruki ze stron internetowych k.70-71)

W 2017 r. uprawniona powzieta wiadomos¢, ze w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarczej spotka S. - oferujgc i reklamujgc artykuty kosmetyczne (kosmetyki, akcesoria do
makijazu, akcesoria kosmetyczne, pojemniki na perfumy, kosmetyczki) - postuguje sie oznaczeniem

BEAUTY TO GO Piekno w podréznym formacie, zaréwno stownym, jak i stowno-graficznym:

" Beauty
? fo go

. (dowod: wydruki ze stron internetowych k.22-42)

Zwrot Beauty to go jest uzywany przez przedsiebiorcéw dziatajgcych w branzy zwigzanej z
pielegnacjg urody (m.in. przez salony kosmetyczne) dla okreslenia towaréw dostepnych w wers;ji
podrecznej. (dowdd: wydruki za stron internetowych k.73-89) Do kategorii okreslanej beauty to go
nalezg kosmetyki réznych marek (np. R., C., L., C., C., B.E) oferowane w réznych kanatach

sprzedazowych, w sklepach stacjonarnych



i internetowych. Charakteryzujg sie one mniejszym rozmiarem opakowan wygodnych do uzywania w
podrézy (miniformat, format podrézny, mini produkty). (dowdd: wydruk ze stron internetowych k. 91-
99) Oznaczenie BEAUTY TO GO nie stanowi marki wlasnej zadnego z tych towaréw opatrywanych

znakami producentéw. (brak dowodu przeciwnego)

Obowigzana uzywa tego oznaczenia na regatach sklepowych, w ktérych umieszcza tego typu
kosmetyki oraz w materiatach reklamowych w komunikacji marketingowej z klientami. Na stronie
internetowej (...).pl wyrdzniona jest kategoria miniformaty beauty to go, w ktérej konsumenci
znalez¢ moga oferte towarow réznych producentéw w niestandardowych, mniejszych opakowaniach.

(dowdd: wydruki ze stron internetowych k.101-110)

Sad zwazyt:

Zgodnie z art. 286° ust 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo witasnosci przemystowej (w
brzmieniu obowigzujgcym w dacie ztozenia wniosku), uprawniony z prawa ochronnego lub osoba,
ktérej ustawa na to zezwala moze wystgpi¢ z wnioskiem do sgdu wtasciwego do rozpoznania spraw o
naruszenie tego prawa, takze przed wytoczeniem powodztwa, o nakazanie naruszajgcemu udzielenia

informacji o pochodzeniu, sieciach dystrybuciji, ilosci i cenach towaréw lub ustug, ktére sg konieczne

dla _dochodzenia roszczenia przez tego uprawnionego, jezeli wykaze on wiarygodne okolicznosci

wskazujgce na naruszenie. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 moga dotyczy¢ wytacznie:

1) firm i adreséw producentéw, wytworcow, dystrybutoréw, dostawcédw oraz innych poprzednich
posiadaczy towaréw lub $wiadczacych ustugi, ktére naruszajg prawo ochronne, jak réwniez
przewidywanych odbiorcéw hurtowych lub prowadzgcych sprzedaz detaliczng tych towardéw lub ustug;
2) ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamoéwionych towaréw lub ustug

naruszajgcych prawo ochronne, jak rowniez cen uiszczonych za te towary lub ustugi (ust 4).

Do wnioskow, o ktérych mowa w ust. 1 przepisy art. 733, art. 739 § 1, art. 742, art. 744 i art. 745 k.p.c.

stosuje sie odpowiednio (ust. 12).

Przepis art. 286° ust 1 p.w.p. ma charakter procesowy, znajduje zatem zastosowanie w
sprawach, w ktérych wniosek zostat ztozony przed dniem 1 lipca 2020 r., pomimo jego uchylenia
ustawg z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy kodeks postepowania cywilnego oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288).

Aby dokonaé prawidtowej interpretacji art. 286° p.w.p. (poprzednio art. 286" p.w.p.) nalezy
odwotac sie do brzmienia dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej, ktéra w art. 8 ust. 1 stanowi, ze
panstwa czionkowskie zapewniajg, Zze, w kontekScie postepowania sgdowego dotyczacego
naruszenia prawa wiasnosci intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne
zgdanie powoda, wlasciwe organy sgdowe mogg nakaza¢ przedstawienie informacji o pochodzeniu i
sieciach dystrybucji towaréw Ilub ustug naruszajgcych prawo wiasnosci intelektualnej przez

naruszajgcego i/lub jakgkolwiek inng osobe.



Jak wskazuje dr hab. Anna Tischner, obowigzek informacyjny wymaga uwzglednienia z jednej
strony intereséw uprawnionego, z drugiej za$ interesow 0séb, ktére sg zobowigzane do udzielania
informacji. Podstawowe znaczenie przy stosowaniu tych przepiséw, podkreslane w pi$miennictwie, ma
zasada proporcjonalnosci, charakteryzujgca sie tym, ze im bardziej pewny jest fakt naruszenia, tym
wigksze obowigzki mogg by¢ natozone na obowigzanych do udzielenia informacji. (A. Tischner,
Odpowiedzialnos¢ majgtkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, rozdziat V, pkt. 5) Sad
podziela poglad, Zze udzielenie informacji stuzgcej ochronie praw wiasnosci intelektualnej
warunkowane jest, na gruncie art. 8 dyrektywy 2004/48/WE, proporcjonalnoscig zgdania. Wage
zasady proporcjonalnosci podkresla konstrukcja przepisu, w ktéorym odniesiono sie don dwukrotnie. W
ust. 1 wskazano, ze zgdanie powoda w zakresie udzielenia informacji musi byé proporcjonalne, a
takze w ust. 2, ze przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji zawiera dane
okreslone w ppkt a i b, jesli jest to stosowne. W zasadzie proporcjonalnosci wyraza sie idea
podejmowania tylko takich dziatan, ktére sg niezbedne i konieczne dla osiggniecia okreslonego celu
oraz takich, ktére sg adekwatne w danych okolicznosciach, tj. w jak najmniejszym stopniu ograniczajg
prawa innych podmiotéow”. (por. takze A. Jakubecki, System Prawa Prywatnego, t. 14B, C.H. BECK,
Warszawa 2012, s.1660 i n., s.1673 i n., R. Skubisz, Roszczenie o udzielenie informacji [w:] Ksiega

pamigtkowa ku czci profesora Erecinskiego, Warszawa 2011).

Powotany przepis dopuszcza ztozenie wniosku przed wszczeciem postepowania w sprawie o
naruszenie, warunkiem zobowigzania potencjalnego naruszyciela jest jednak uznanie, ze informacje
te sg konieczne do dochodzenia roszczen. W istocie, w obecnie obowigzujgcym stanie prawnym w
postepowaniu odrebnym w sprawach gospodarczych, ktdérego reguly znajdujg zastosowanie do
dochodzenia roszczen wynikajacych z naruszenia praw witasnosci przemystowej, wytgczona zostata
mozliwosé dokonywania zmian przedmiotowych powddztwa (art. 458° § 2 w zw. z art. 479°! k.p.c.).
Uprawniony do znaku towarowego juz w pozwie musi okres$li¢ kwote dochodzonego roszczenia, co
bez informacji pochodzacych od samego naruszyciela jest praktycznie niemozliwe. W przypadku [.M.
ograniczenie takie moze nie znalez¢ zastosowania ze wzgledu na unormowanie art. 458° § 1k.p.c.
Sktadajgc w pozwie stosowne oswiadczenie uprawniona korzysta z mozliwosci dokonywania zmian
przedmiotowych powddztwa, stosownie do art. 193 § 2 k.p.c. Moze zatem zgtosi¢ wniosek o
zobowigzanie spotki S. do udzielenia informacji w sprawie gtdwnej, a po jego uwzglednieniu, w
zaleznosci od odpowiedzi pozwanej wystgpi¢ lub nie z roszczeniami pienieznymi — o odszkodowanie
i/lub zwrot nienaleznie uzyskanych korzysci. W tych konkretnych okolicznosciach sprawy zlozenie
wniosku z art. 286° p-w.p. nie moze by¢ uznane za konieczne. Juz z tej przyczyny wniosek |. M.

podlega oddaleniu.

Uwzglednieniu wniosku sprzeciwia sie niewykazanie naruszenia przez spotke S. prawa do
znaku towarowego Beauty 2GO ekspresowy ratunek dla skoéry: Przepis art. 286° p.w.p. wymaga
przedstawienia przez uprawniong wiarygodnych okolicznosci wskazujgcych na naruszenie.
Wystepujgc z wnioskiem [.M. powinna byta przedstawi¢ dowdd uzywania przez obowigzang
kolizyjnego oznaczenia w sposéb mieszczacy sie w zakresie przyznanej jej wylgcznosci. Nie jest
wystarczajgce odwotanie sie w tresci wniosku do zakresu informacji, o ktérych mowa w ust. 4.

Uprawniona moze zada¢ wytgcznie takich, ktére sg adekwatne do sposobu dziatania obowigzanej



stanowigcego uzywanie oznaczenia BEAUTY TO GO w odniesieniu do konkretnych towardéw lub

ustug, w funkcji znaku towarowego. W ocenie Sadu I.M. nie sprostata temu obowigzkowi.

Zakres zgdanych informacji zostat we wniosku zakreslony bardzo szeroko, bez uwzglednienia

charakteru dziatalnosci obowigzanej. Przede wszystkim odnosit sie do wszystkich towardow.

Doprecyzowanie nastgpito dopiero na rozprawie, cho¢ takze okreslenie ,kosmetykéw i akcesoriéw
kosmetycznych” jest zbyt ogdlne, by mozna byto dokonaé oceny ich identycznosci lub podobienstwa z
towarami, dla ktérych znak R.257380 zostat zarejestrowany. Uprawniona nie przedstawia takze
dowoddéw na to, ze na konkretnych towarach lub ich opakowaniach umieszczone jest oznaczenie

BEAUTY TO GO. W zadnym razie nie wynikato to z zaoferowanego Sgdowi materiatu dowodowego.

Gdyby nawet uznaé, ze w ofercie spotki S. znajdujg sie tak oznaczone towary, to bezspornie
sg one rownoczesnie opatrzone znakami towarowymi wytworcy. Oznacza to, ze znakowi towarowemu
Beauty 2GO powinny by¢ przeciwstawione towary z oznaczeniem BEAUTY TO GO i np. R,, C,, L.,
C., C,, B., a ocena naruszenia powinna by¢ dokonywana odrebnie w odniesieniu do kazdego z nich.
Nie ulega przy tym watpliwosci, ze sg to marki kosmetyczne o wysokiej dystynktywnosci, trudno wiec
uznac¢, ze konsument moze by¢é wprowadzony w btgd np. co do produktu kosmetycznego BEAUTY
TO GO Clinique, uznajac, ze pochodzi on od uprawnionej do znaku towarowego Beauty 2GO
ekspresowy ratunek dla skoéry lub podmiotu powigzanego z uprawniong gospodarczo. Ocenie
naruszenia wymykajg sie ponadto wszelkie objete wnioskiem przypadki uzywania oznaczenia
BEAUTY TO GO w innej niz wskazane w materiale dowodowym postaci graficznej (pierwotne zgdanie

odnosi sie do ,jakiejkolwiek formy przedstawienia”).

Sad ma zasadnicze watpliwosci co do tego, czy sporne oznaczenie uzywane jest przez spotke
S. dla towaréw (czego dotyczy zadanie informacyjne), czy raczej dla ustug sprzedazy artykutow
kosmetycznych w miniformatach, na co wskazujg dowody, a co nie jest objete wnioskiem. Brak
dowodu na to, ze obowigzana produkuje (wytwarza) i sprzedaje odbiorcom hurtowym naruszajgce
towary, co w tym zakresie czyni zadanie |I.M. nieuzasadnionym i nieudowodnionym. Zmiana wniosku
w pismie datowanym na 24 czerwca 2020 r. wskazuje na to, ze sama uprawniona nie potrafi okresli¢

formy uzywania spornego oznaczenia, a tym samym zdefiniowaé na czym polega naruszenie.

Uprawniona nie wykazata, iz oznaczenie BEAUTY TO GO uzywane jest przez obowigzana
w funkcji znaku towarowego: Podstawowg jego funkcjg jest gwarantowanie konsumentowi lub
koncowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych,
odréznienia go (bez ewentualnosci wprowadzenia w btad) od towaréw lub ustug innego pochodzenia.
(tak wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci, obecnie Trybunatu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 H., z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 P., z 8.05.2008 r.
w sprawie C-304/06 E., wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 1|.) Prawo
wylgczne zostato przyznane wiascicielowi znaku towarowego, aby umozliwi¢é mu ochrone jego
szczegolnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten moégt gwarantowa¢ konsumentom wskazanie
pochodzenia towaru lub ustugi oraz ich jakosci, petni¢ funkcje komunikacyjna, reklamowg i inwestycyjna.

Wykonywanie tego prawa winno byé zastrzezone dla przypadkow, w ktérych uzywanie przez osoby

trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze negatywnie wptywac na petnione przez znak funkcje.




(tak wyrok Trybunatu z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 B. a takze wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-
487/07 L’.., z 23.03.2010 r. w sprawach potgczonych od C-236/08 do C-238/08 G.)

Nawet gdyby uzna¢, ze obowigzana uzywa spornego oznaczenia w funkcji znaku towarowego

uprawniona nie wykazata, ze spoétka S. w ten sposdb narusza prawo do znaku towarowego Beauty

2GO ekspresowy ratunek dla skéry negatywnie wplywajgc na ktérgkolwiek z jego funkcji.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej, przez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie wytgcznos$¢ uzywania znaku towarowego w sposéb zarob-

kowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegajgcego w szczegdlnosci na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, ofero-
waniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub swiadczeniu ustug pod tym znakiem;

2) umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub
zwigzanych ze $wiadczeniem ustug;

3) postugiwaniu sie nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy, na
ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem, prawo zakazania innej osobie
bezprawnego uzywania w obrocie gospodarczym m.in. znaku identycznego lub podobnego do znaku
towarowego, na ktory udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego
uprawnionego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w btad, ktére obejmuje w szczegodlnosci ryzyko skojarzenia znaku ze
znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na

rzecz tego uprawnionego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zgdac¢ zaniechania naruszania, wydania
bezpodstawnie uzyskanych Kkorzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia
wyrzadzonej szkody: na zasadach ogélnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci
odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich

dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku.

Formutujgc zarzut naruszenia prawa do znaku towarowego Beauty 2GO ekspresowy
ratunek dla skéry .M. powinna byta — na zarzut obowigzanej zgtoszony w odpowiedzi na wniosek —
przedstawi¢ dowdd jego rzeczywistego uzywania w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. (art. 157 ust. 2
p.w.p.) w okresie pieciu lat poprzedzajgcych wystgpienie na droge sgdowg. Nieprzedstawienie takiego
dowodu niweczy uprawnienie wiasciciela znaku do zakazywania osobie trzeciej uzywania — jak w tym

przypadku - podobnego oznaczenia. (art. 157 ust. 1 p.w.p.)

Pojecie rzeczywistego uzywania znaku towarowego jest przedmiotem bogatego orzecznictwa
sgdoéw unijnych i krajowych oraz licznych opracowan doktryny. Szczegdtowe omawianie problemu
wykracza poza ramy tego uzasadnienia, poniewaz jest to zaledwie jedna z wielu przyczyn, dla ktérych

wniosek podlegat oddaleniu. Sad pragnie jednak stwierdzi¢, ze zlozenie zaledwie kilku przyktadow



podejmowania przez uprawniong w latach 2015-2016 dziatan reklamowych z uzyciem znaku Beauty
2GO ekspresowy ratunek dla skory nie moze byé uznane za dowdd jego rzeczywistego uzywania
dla wszystkich towardéw, dla ktérych zostat on zarejestrowany. Nie mozna uznaé, Zze znak ma
jakakolwiek wtérng zdolno$¢ odrdzniajgcy, skoro nieznane sg: zakres terytorialny, czasowy i ilosciowy
sprzedazy, zakres dziatan reklamowych i innych podejmowanych z uzyciem znaku towarowego,

system dystrybucji, a w kohAcu rozpoznawalno$¢ znaku w relatywnym kregu potencjalnych nabywcow.

W tym przypadku mozna bytoby odnies¢ ocene podobienstwa towaréw stron do maseczek
kosmetycznych, ktéorym przeciwstawiane sg réoznorodne produkty kosmetyczne uzywane w podrozy,
oferowane w mniejszych opakowaniach, a raczej ustugi ich sprzedazy. Ich podobienstwo nie jest az
tak wysokie jak twierdzi uprawniona. Znak towarowy Beauty 2GO ekspresowy ratunek dla skory i
przeciwstawiane mu oznaczenie BEAUTY TO GO Piekno w podréznym formacie nie sg identyczne
ani na tyle podobne, by nabywcy kosmetykéw w sieci sklepow S. lub w sklepie internetowym
obowigzanej mogli uzna¢, ze towary umieszczone w regale BEAUTY TO GO lub nalezgce do
kategorii beauty to go pochodzg od uprawnionej do znaku towarowego lub podmiotu powigzanego z

nig gospodarczo.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego oraz przeciwstawianego mu
oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.
Znaki nalezy poréwnywaé catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ bedg elementy odrdzniajgce, a
nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza —
bez dokonywania zmian lub uzupetnieh — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako catosc,
wykazuje nieznaczne roznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak
wyrok Trybunatu z 20.03.2003 r. C-291/00 L. ) Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne, jezeli z
punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub
kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M.) Dla stwierdzenia, czy
w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna méwié zaledwie o podobienstwie,
konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich
catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 L. ,
z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P.

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i
przeznaczenie, sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich
wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie
T-388/00 E., z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 C.) Catosciowa ocena zaktada pewng wspotzaleznosé
miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakéw oraz
podobienstwem towaréw/ustug, ktérych one dotyczg, przy czym niski stopien podobienstwa towardw i
ustug moze by¢ zréwnowazony znaczgcym stopniem podobienstwa znakéw i odwrotnie. (zasada
wzajemnej zaleznoéci - tak wyroki Trybunatu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M., z 13.09.2007 r. w
sprawie C-234/06 I., z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 M.)

W mys$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy



znaczna cze$¢ wtasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslgc, ze jest to towar uprawnionego (uznajgc, ze dane towary lub ustugi pochodzg z
tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodzg z
przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29.09.1998 r. w sprawie
C-39/97 C. z4.05.1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 W., z 22.06.1999 r. w sprawie
C-342/97 L.) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btagd powinno by¢ oceniane w sposéb catosciowy,
wedilug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okolicznosci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobieAstwem
oznaczen i towardw lub ustug, ktérych one dotyczg. (tak wyroki Trybunatu z 11.11.1997 r. w sprawie
C-25/95 S., z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 M., z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 M., z
8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P. oraz wyroki Sgdu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 G .i z
20.01.2010 r. w sprawie T-460/07 L.)

Wiasciwy krgg odbiorcoéw sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowa-
nych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentow moze sie réznie
ksztattowa¢ w zaleznosci od kategorii towarow lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w
sprawie C-342/97 L., z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12.01.2006 r. C-361/04 R. ) Przecietny
konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakow
towarowych, musi zazwyczaj zda¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko
konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z
jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z
22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29.09.1998 r. w
sprawie C-39/97 C.)

Istnieje pewna wspodizaleznosé pomiedzy znajomoscig znaku wsrdd odbiorcow, a jego
charakterem odrézniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter
odrézniajgey. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajagcym z
jego znajomosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzyé wszystkie istotne okolicznosci danego
przypadku, w szczegdlnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos¢ okresu
jego uzywania, wielkos¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promociji, udziat
procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako
pochodzagcych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i
przemystowych lub stowarzyszerh zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04
V.) Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na
powodzie. (art. 6 k.c.)

W ocenie Sadu zaoferowany przez |.M. material dowodowy nie stanowi dowodu na to, ze
spoétka S. Polska narusza jej prawo do znaku towarowego. Sad podziela w tym zakresie
argumentacje przedstawiong przez obowigzang w motywach odpowiedzi na wniosek. Takze wiec z tej

przyczyny zgdanie informacyjne podlegato oddaleniu.



Zakres zadanych przez uprawniong informacji wykracza ponadto poza dopuszczalny.
Przepis art. 286° ust 1 p.w.p. uprawnia do uzyskania informacji o pochodzeniu, sieciach dystrybuciji,
ilosci i cenach towaréw lub ustug, ktére sg konieczne dla dochodzenia roszczenia, nie zas do
uzyskania informacji o pochodzeniu towaréw bedgcych w posiadaniu naruszyciela lub stanowigcych
jego wtasnos¢ czy o sieciach dystrybucji nabytych lub wyprodukowanych przez naruszyciela lub osoby
trzecie dziatajgce w imieniu lub za jego zgodg w zakresie towardw przez niego posiadanych.
Uprawniona w sposob nieuzasadniony poszerza zakres informacji, cho¢ nie dopuszczajg tego reguty
wyktadni. Przepis art. 286° p.w.p. stanowi wyjatek, nie mozna zatem na naruszyciela ani na inne osoby

naktada¢ obowigzkow niewynikajgcych wprost z ustawy.

Wobec wskazania, ze zadane informacje stuzyé majg dochodzeniu roszczeh pienieznych, za
catkowicie nieusprawiedliwione uzna¢ nalezy zadanie z pkt 1b. wniosku. Wskazane tam dane nie sg
niezbedne dla ustalenia zakresu korzysci nienaleznie uzyskanych przez naruszyciela ani wymiaru

szkody wyrzgdzonej wiascicielce znaku towarowego.

Z tych wszystkich przyczyn wniosek podlegat oddaleniu jako bezzasadny. (a contrario
art. 286° p.w.p.) O kosztach Sad orzekt na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik
sprawy. Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego
adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3
art. 98 k.p.c.)

Do niezbednych kosztdw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego
adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sgd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art.
98 k.p.c.) Optaty okresla rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22.10.2015 r. w sprawie opfat za
czynnosci adwokackie. Zasadzajgc opfate sad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze
charakter sprawy i wktad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2
ust.1.) Podstawe stanowig okreslone w rozdziatach 3-5 stawki minimalne. Optata nie moze by¢ wyzsza
od szesciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysoko$¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy
lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o0 naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi
1.680 zt (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznat, ze adekwatne do

naktadu pracy petnomocnika jest wynagrodzenie w minimalnej wysokosci.
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